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Re: Expediente No. 05-087.348

' _ Solicitud de Patente de Invencién titulada: “METODOS PARA PREVENIR LA
Q | GLUCONOILACION DE PROTEINAS”

Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

N. Ref.: P2005/000123

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2010 (PRIMER EXAMEN DE FONDO).

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece al pie
}e mi firma, en mi caricter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo

guiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en
| articulo 45 de la Decisién 486, en los siguientes términos:

rmito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al
apitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

1. En primer lugar, con el 4nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me
i entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado ahora contiene sblo 7 reivindicaciones
rrespondientes a las Reivindicaciones originales 16, 17, 21, 22, y 25 a 27. La nueva
eivindicacién 1 corresponde a la antigua Reivindicacién 16, con las limitaciones contenidas en

las Reivindicaciones 7, 18 y 24 originales (se especifica que el péptido es heterélogo y que

esenta la secuencia SEQ ID No. 8).
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\Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capftulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad

%con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decisién 486, ya que éstas de ninguna manera implican

},una ampliacion de la proteccién correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 28 a 33 no son patentables

3
borque reclaman materia existente en la naturaleza.

|

k b- Considero superada la anterior objecion en tanto que las Reivindicaciones 28 a 33
han sido eliminadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado.

|

}S. a- El Examinador sefiala que las reivindicaciones no son claras, puesto que no se
efinen los pasos y las condiciones para llevar a cabo el proceso de la invencion; ademés, se
i{ntenta definir la invencion por un resultado a alcanzar. El Examinador igualmente argumenta
que el medio enriquecido no se encuentra apropiadamente definido, y que ademds no se entiende
%i la reduccion de la gluconilacién se efectia por efecto del medio o por ingenieria genética. El
Examinador también objeta el hecho que no se efectie la definicion del gen que codifica para la
(%I-fosfogluconolactonasa. Finalmente, el Examinador argumenta que las Reivindicaciones 51-55
siLs refieren a la produccion de interleuquina, la cual no es objeto de la presente invencion.

it _ ;

| b-  Me permito resaltar que el Capitulo Reivindicatorio Modificado ha sido limitado
c%m el animo de superar las objeciones de claridad efectuadas por el Examinador, de manera que
la nueva Reivindicacion 1 se limita exclusivamente a un método para prevenir la gluconilacién de
u;h polipéptido heterdlogo en un microorganismo, que comprende la expresion en dicho
@icroorngmo del péptido de secuencia SEQ ID No. 8, que presenta actividad 6-
fcl?sfogluconolactonasa y que evita la gluconilacién del péptido heterélogo mencionado

aﬁterionnente.
|
!

t
Adicionalmente, en las Reivindicaciones dependientes, y tal como lo requirié el Examinador, se
d%ﬁne la secuencia de ADN que codifica para el péptido con actividad 6-fosfogluconolactonasa
y Pemés modalidades de la invencién.

|

|
4.& Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
e)%amen de fondo No. 192 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
DTtspacho emita un segundo examen de fondo donde se pronuncie sobre los requisitos de

patentabilidad, en particular respecto de la novedad y el nivel inventivo. De lo contrario, ruego
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_ teﬂganper hnnphdos tales requisitos, en tanto no se desvirtué ninguno de ellos, y se proceda
con la conowdn de la patente.
A#tentammtg,: :
) A
7t(ZARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogoté

T.P. 74295

%MXOS: ;

—Captulo Reivindicatorio Modificado
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CAPITULO REIVINDICATORIQ MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. - Un método para prevenir la gluconilacién de un polipéptido heterélogo expresado '
en un microorganismo, que comprende expresar ADN que codifica un polipéptido que
demuestra actividad de 6-fosfogluconolactonasa y tiene una secuencia de aminodcidos de

3 El método de la Reivindicacién 1, en donde el ADN que codifica la enzima 6-
fosfogluconolactonasa tiene una identidad de secuencia de 90% respecto a SEQ ID NO:7.

4, El método de la Reivindicacién 1, en donde el ADN que codifica la enzima 6-
fosfogluconolactonasa tiene una identidad de secuencia de 95% respecto a SEQ ID NO:7.

5. | El método de la Reivindicacién 1, en donde el ADN que codifica la enzima 6-
fosfogluconolactonasa comprende la secuencia expuesta en SEQ ID NO:7.

_.’6. | Elmétodo de la Reivindicacion 1, en donde el ADN es ADN recombinante.

i 7. | El método de la Reivindicacién 1, en donde el ADN se transforma en el’ ADN
R genémico del microorganismo. B
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Radicacion No. 05-87348

Clasificacion Internacional (IPC): C12N, A01N 63/00.
Concepto Técnico No. 2763

Patente de Invencion

Via Nacional

Via PCT (fase nacional)

No. Sol. Internacional

Fecha de Presentacion Internal.

] Patente de Modelo de Utilidad [ ]

]

B Cap.| ] Cap. Il ]
PCT/US2004/006507

04 de marzo de 2004

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comisién de ia Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién:

Reivindicaciones:

Figuras:
Prioridad:

Rta. Del solicitante;

Folios: 89a 125

Folios: 126 a131 |
Folio: 196

Folios: 133 a 160

Folio: 1
Fecha: 04/03/2003
Pais: us

Numero 60/451,686
Folios: 193 a 195

2./ Objeto de la invencion

como se radico inicialmente

como se radico inicialmente

- como se madificé el 16/06/10.

como se radicé inicialmente

como se modifico el 16/06/10.

f o Titulo de la solicitud (folio 1): “Métodos para prevenir la gluconoilaciéon de

l proteinas’.

' o La presente solicitud se refiere a métodos paré prevenir la gluconoilacién de

polipéptidos producidos en microorganismos.

« El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar
métodos para prevenir la gluconoilacion de polipéptidos expresados por




w— 196

mlcroorganlsmos, medlante creclmlento del microorganismo en medio de
cultivo rico.
Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un

método par prevenir la gluconoilacién ‘de Un polipéptido expresado en un
microorganismo, que comprende hacer crecer dicho microorganismo en un

medio de cultivo rico.

La Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) es: C12N, AQ01N 63/00.
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b De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (art/culo 30 D 486)

encuentra que éste define, es claro y conciso y ademas esta lo

|
f' Habiéndose modificado el capitulo reivindicatorio como fue sugerido, se
f suficientemente sustentado por fa descripcion.

Por lo anterior, las reivindicaciones sf cumplen con el art. 30 de la Decision

4. Determinacion del Estado de Ia Tecméa

es: 04/03/2003

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica y habiéndose subsanado las
objeciones realizadas en el anterior concepto técnico 192, no se encontrd

|
|
|
l
|
i! o La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica
|
|
f documento alguno que afecte el objeto de la solicitud.

5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

5.1.Novedad (articulo 16 D. 486)

La reivindicacion 1 y sus dependientes divuigan un método para prevenir
la gluconilacion de un polipéptido heterélogo expresado en un
microorganismo, que comprende  expresar ADN que codifica un
polipéptido que demuestra actividad de 6-fosfogluconolactonasa y tiene
una secuencia de aminoacidos de acuerdo con la secuencia SEQ ID NO:
8 en dicho microorganismo, y que expresa ADN que codifica para un

polipéptido heterélogo.

Segan el numeral 4, no se encontré dentro del estado de la técnica,
documento alguno que evidenciara la existencia de la invencién para el

momento de la presentacion prioritaria.

Por tal razén las reivindicaciones 1 a 7 folio 196 son novedosas segun lo
estipulado en el articulo 16 de la Decision 486.



La jnvencién de la solicitud define un método para prevenir la gluconilacion
expresando ADN que codifica u polipéptido con actividad de 6-
fosfogluconolactonasa de Pseudomonas aeruginosa principalmente en E. coli.
ido a que no se tenla informacién que evidenciara la capacidad del gen de
PGL para ser codificado por E. coll y produclr la. enzima se reconoce la altura
inventiva de la presente sohcttud

| ‘Por_ onsiguiente se concluye que la presente solicitud tiene nivel inventivo de
“acuerdo a lo estipulado en el art 18 de la Decision 486 de la Comision de la;
Comunidad Andina. " : S

5.3 Aplicacién industrial (articulo19 D 4as)='-zi p

Las reivindicaciones estu&iaéas-w'corresponden de la nomero 1 a la 7
contenidas el folio 198. S :

Lg presente invencién si tiene Aphcacuén Industrial ya que su objeto. puede ser
aplicado en la industria microbiol6gica. '

6. Conclusion

n consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder-
las reivindicaciones: 1 a 7 (folio: 196) con el titulo modificado: “Métodos para
revenir la gluconoilacién de proteinas por medio de la expresion de la 6-
fosfogluconolactonasa enun microorganismo heterélogo”. :

B Bogota, D.C.,

CONCEPTOTECNICO | " i/EXAMINADORTECNICO = | . .
No. 2763 Cédigo No. 202089 B







